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Prawa i obowi¹zki stron umowy licencyjnej
dotycz¹cej wzorów przemys³owych w œwietle
regulacji krajowych i Unii Europejskiej
Na wstêpie nale¿y przypomnieæ, i¿ zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawyz dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w³asnoœci przemys³owej1, wzorem
przemys³owym jest nowa i posiadaj¹ca indywidualny charakter postaæ
wytworu lub jego czêœci, nadana mu w szczególnoœci przez cechy linii,
konturów, kszta³tów, kolorystykê, strukturê lub materia³ wytworu oraz
przez jego ornamentacjê2. Przy czym – jak to definiuje ust. 2 tego przepisu
– wytworem jest ka¿dy przedmiot wytworzony w sposób przemys³owy
lub rzemieœlniczy, obejmuj¹cy w szczególnoœci opakowanie, symbole
graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wy³¹czeniem programów
komputerowych. Za wytwór uwa¿a siê tak¿e: 1) przedmiot sk³adaj¹cy siê
z wielu wymienialnych czêœci sk³adowych umo¿liwiaj¹cych jego roz³o¿e-
nie i ponowne z³o¿enie (tzw. wytwór z³o¿ony), 2) czêœæ sk³adow¹, je¿eli
po jej w³¹czeniu do wytworu z³o¿onego pozostaje widoczna w trakcie
jego zwyk³ego u¿ywania, przez które rozumie siê ka¿de u¿ywanie, z wy-
³¹czeniem konserwacji, obs³ugi lub naprawy, a wreszcie 3) czêœæ sk³a-
dow¹, je¿eli mo¿e byæ przedmiotem samodzielnego obrotu3.
W art. 103 ust. 1 ustawy zdefiniowano przes³ankê nowoœci, a miano-
wicie wzór przemys³owy uwa¿a siê za nowy, je¿eli przed dat¹, wed³ug
której oznacza siê pierwszeñstwo do uzyskania prawa z rejestracji, iden-
tyczny wzór nie zosta³ udostêpniony publicznie przez stosowanie, wysta-
wienie lub ujawnienie w inny sposób. Jednoczeœnie ust. 2 tego przepisu
1 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej, t.j.: Dz. U.
2003, Nr 119, poz. 1117 z póŸn. zm. – dalej zwana ustaw¹.
2 Por. szerzej E. Nowiñska, Prawo w³asnoœci przemys³owej. Wzory przemys³owe,
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, t. II, Zakamycze 2005, s. 36 i n.
3 Z kolei zgodnie z art. 102 ust. 4 ustawy, w przypadku wzoru stosowanego lub
zawartego w czêœci sk³adowej wytworu z³o¿onego, ocena nowoœci i indywidualnego
charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech.
stanowi, i¿ wzór uwa¿a siê za identyczny z udostêpnionym publicznie tak-
¿e wówczas, gdy ró¿ni siê od niego jedynie nieistotnymi szczegó³ami.
Przy czym wzoru nie uwa¿a siê za udostêpniony publicznie, je¿eli nie
móg³ dotrzeæ do wiadomoœci osób zajmuj¹cych siê zawodowo dziedzin¹,
której wzór dotyczy. Powy¿sze jednak nie wy³¹cza mo¿liwoœci udzielenia
prawa z rejestracji, je¿eli wzór przemys³owy: 1) zosta³ ujawniony osobie
trzeciej, która w sposób wyraŸny lub dorozumiany by³a zobowi¹zana do
zachowania poufnoœci, 2) zosta³ ujawniony w ci¹gu 12 miesiêcy przed
dat¹, wed³ug której oznacza siê pierwszeñstwo do uzyskania prawa z reje-
stracji, je¿eli ujawnienie nast¹pi³o przez twórcê, jego nastêpcê prawnego
lub – za zgod¹ uprawnionego – przez osobê trzeci¹, a tak¿e je¿eli ujawnie-
nie nast¹pi³o w wyniku nadu¿ycia pope³nionego wobec twórcy lub jego
nastêpcy prawnego.
Warto tu przytoczyæ pogl¹dy judykatury w tym zakresie. Otó¿ w wyro-
ku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 mar-
ca 2007 r. zaakcentowano, i¿ w œwietle przepisów art. 102–104 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej, dopuszczalna
jest rejestracja wzoru przemys³owego, który stanowi kombinacjê cech
znanych ju¿ z wczeœniejszych wzorów, je¿eli ogólne wra¿enie, jakie wy-
wiera ten wzór, ró¿ni siê od wra¿enia wywieranego przez porównywane
wzory4. W wyroku tego S¹du z roku 2007 podkreœlono, i¿ wytwór graficz-
ny, aby móg³ zostaæ uznany za wzór przemys³owy, powinien byæ na tyle
precyzyjny, aby mo¿na go by³o odtworzyæ.
Zgodnie z art. 102 ust. 1 p.w.p. rejestracji podlega postaæ wytworu, na-
dana mu w szczególnoœci przez cechy linii, konturów, kszta³tów i kolory-
stykê. W pierwszej kolejnoœci nale¿y zbadaæ zatem, czy istnieje w ogóle
postaæ wytworu, a dopiero potem mo¿na badaæ jej nowoœæ i indywidual-
noœæ5.
W ustawie, a dok³adnie w art. 104 ust. 1 tego aktu normatywnego, za-
mieszczono definicjê przes³anki indywidualnego charakteru. Otó¿ zgod-
nie z tym przepisem wzór przemys³owy odznacza siê indywidualnym
charakterem, je¿eli ogólne wra¿enie, jakie wywo³uje na zorientowanym
u¿ytkowniku, ró¿ni siê od ogólnego wra¿enia wywo³anego na nim przez
wzór publicznie udostêpniony przed dat¹, wed³ug której oznacza siê
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4 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 marca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa
1716/2006, opublik. w „LexPolonica” nr 1999721 ONSAiWSA 2009/1, poz. 13.
5 Wyrok WSA w Warszawie z roku 2007 VI SA/Wa 2128/2007, opublik. w „LexPo-
lonica” nr 1833528, „Gazeta Prawna” 2008/38, s. 10.
pierwszeñstwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemy-
s³owego nale¿y braæ pod uwagê zakres swobody twórczej przy opracowy-
waniu wzoru6.
Ochrona wzorów przemys³owych odbywa siê w oparciu o tzw. prawa
z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa pra-
wo wy³¹cznego korzystania z wzoru przemys³owego w sposób zarobko-
wy lub zawodowy na ca³ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza
to, i¿ podmiot uprawniony mo¿e zakazaæ osobom trzecim wytwarzania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub u¿ywania
wytworu, w którym wzór jest zawarty b¹dŸ zastosowany, lub sk³adowania
takiego wytworu dla takich celów. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ prawo
z rejestracji wzoru przemys³owego ogranicza siê do wytworów tego ro-
dzaju, dla których nast¹pi³o zg³oszenie7. Zgodnie art. 105 ust. 6 prawa
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6 Warto tu odnotowaæ pogl¹d sformu³owany w wyroku S¹du Najwy¿szego – Izba
Cywilna z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. (sygn. akt II CSK 302/2007) opublik. „LexPo-
lonica” nr 1855385 „Biuletyn S¹du Najwy¿szego” 2008/2 OSNC 2008/B, poz. 52;
OSP 2009/6 poz. 66; „Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego” 2008/4, s. 94.
patrz tak¿e glosa aprobuj¹ca M. PoŸniak-Niedzielska opublik. w OSP 2009/6, s. 455.
Teza ta brzmi nastêpuj¹co: „Badanie, na podstawie art. 105 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej czy dosz³o do naruszenia
prawa z rejestracji wzoru przemys³owego, wymaga ca³oœciowego porównania wzo-
rów z punktu widzenia osoby u¿ywaj¹cej w sposób sta³y przedmiotów z danej grupy
i zorientowanej w stanie ich wzornictwa wynikaj¹cym z zakresu swobody twórczej
oraz dokonanie oceny, czy ogólne wra¿enie, jakie wywo³uje na takiej osobie wzór zakwe-
stionowany ró¿ni siê od ogólnego wra¿enia wywo³anego przez wzór zarejestrowany”.
7 Ustawodawca przewidzia³ jednak pewne ograniczenia w tym zakresie. Otó¿
praw z rejestracji nie udziela siê na wzory przemys³owe, których wykorzystywanie
by³oby sprzeczne z porz¹dkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; korzystania
z wzoru przemys³owego nie uwa¿a siê za sprzeczne z porz¹dkiem publicznym tylko
dlatego, ¿e jest zabronione przez prawo. Praw z rejestracji nie udziela siê równie¿, na
wzory przemys³owe zawieraj¹ce oznaczenia, zawieraj¹ce nazwê lub skrót nazwy Rze-
czypospolitej Polskiej b¹dŸ jej symbole (god³o, barwy lub hymn), nazwy lub herby
polskich województw, miast lub miejscowoœci, znaki si³ zbrojnych, organizacji para-
militarnych lub si³ porz¹dkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeñ lub odznak
honorowych, odznak lub oznak wojskowych b¹dŸ innych oficjalnych lub powszechnie
u¿ywanych odznaczeñ i odznak, w szczególnoœci administracji rz¹dowej czy sa-
morz¹du terytorialnego albo organizacji spo³ecznych dzia³aj¹cych w wa¿nym intere-
sie publicznym, gdy obszar dzia³ania tych organizacji obejmuje ca³y kraj lub znaczn¹
jego czêœæ, je¿eli zg³aszaj¹cy nie wyka¿e siê uprawnieniem, w szczególnoœci zezwole-
niem w³aœciwego organu Pañstwa albo zgod¹ organizacji, na u¿ywanie oznaczenia
w obrocie; zawieraj¹ skróty nazw b¹dŸ symbole (herby, flagi, god³a) obcych pañstw,
organizacji miêdzynarodowych, a tak¿e przyjête w obcych pañstwach urzêdowe ozna-
z rejestracji wzoru udziela siê na 25 lat od daty dokonania zg³oszenia
w Urzêdzie Patentowym, podzielone na piêcioletnie okresy6. Warto tu tak-
¿e wyjaœniæ, i¿ prawo z rejestracji wzoru przemys³owego nie obejmuje
cech wytworu: 1) wynikaj¹cych wy³¹cznie z jego funkcji technicznej,
2) które musz¹ byæ odtworzone w dok³adnej formie i wymiarach w celu
umo¿liwienia mechanicznego po³¹czenia go lub wspó³dzia³ania z innym
wytworem7.
Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemys³owych podlegaj¹ wpi-
sowi do rejestru wzorów przemys³owych, co potwierdza siê wydaniem
œwiadectwa rejestracji. Czêœci¹ sk³adow¹ œwiadectwa rejestracji jest opis
ochronny wzoru przemys³owego obejmuj¹cy opis tego wzoru, rysunek
oraz zawarte w zg³oszeniu fotografie i ewentualnie próbki materia³u
w³ókienniczego.
Uprawniony z rejestracji wzoru przemys³owego nie mo¿e jednak za-
kazaæ osobie trzeciej korzystania z wzoru: 1) do u¿ytku osobistego lub
niezwi¹zanego z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, 2) w celu doœwiadczalnym,
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czenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, je¿eli zakaz taki wynika z umów miêdzyna-
rodowych, chyba ¿e zg³aszaj¹cy wyka¿e siê zezwoleniem w³aœciwego organu, które
uprawnia go do u¿ywania takich oznaczeñ w obrocie; zawieraj¹ urzêdowo uznane
oznaczenia przyjête do stosowania w obrocie, w szczególnoœci znaki bezpieczeñstwa,
znaki jakoœci lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mog³oby to wprowadziæ od-
biorców w b³¹d co do charakteru takich oznaczeñ, o ile zg³aszaj¹cy nie wyka¿e, ¿e jest
uprawniony do ich u¿ywania; zawieraj¹ elementy bêd¹ce symbolami, w szczególnoœci
o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których u¿ywanie obra-
¿a³oby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycjê narodow¹.
6 Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy Urz¹d Patentowy wydaje decyzjê o udzieleniu
prawa z rejestracji po stwierdzeniu, ¿e zg³oszenie wzoru przemys³owego zosta³o
sporz¹dzone prawid³owo. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemys³owego nastê-
puje pod warunkiem uiszczenia op³aty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszcze-
nia op³aty w wyznaczonym terminie Urz¹d Patentowy stwierdza wygaœniêcie decyzji
o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemys³owego. Zgodnie z art. 1061 ust. 1 usta-
wy ochrona z tytu³u prawa z rejestracji wzoru nie przys³uguje wytworowi, który stano-
wi czêœæ sk³adow¹ wytworu z³o¿onego, u¿ywan¹ do naprawy tego wytworu w taki
sposób, by przywróciæ mu jego wygl¹d pocz¹tkowy. Osoby trzecie mog¹ korzystaæ
z takiego wytworu, poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu,
import, eksport lub u¿ywanie wytworu, w którym wzór jest zawarty b¹dŸ zastosowa-
ny, lub poprzez sk³adowanie takiego wytworu dla takich celów.
7 Tak art. 107 ust. 1 ustawy. Przepisy przywo³anego powy¿ej ust. 1 nie stoj¹ na
przeszkodzie rejestracji wzoru przemys³owego przeznaczonego do wielokrotnego
sk³adania lub ³¹czenia wzajemnie wymienialnych wytworów w ramach systemu mo-
dularnego.
3) polegaj¹cego na jego odtworzeniu do celów cytowania lub nauczania,
je¿eli nie narusza dobrych obyczajów i nie utrudnia uprawnionemu w spo-
sób nieuzasadniony korzystania z wzoru oraz wskazuje na Ÿród³o jego po-
chodzenia, 4) stosowanego lub zawartego w urz¹dzeniach znajduj¹cych
siê na œrodkach transportu l¹dowego i zarejestrowanych w innych pañ-
stwach statkach morskich lub powietrznych, które czasowo znajduj¹ siê
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 5) przez import czêœci zamiennych
i akcesoriów, w których wzór jest stosowany lub zawarty w celu napraw
takich statków, wykonywania ich napraw lub przez wykonanie na indywi-
dualne zamówienie naprawy zwi¹zanej z odtworzeniem czêœci sk³adowej
wytworu z³o¿onego, w celu przywrócenia mu pierwotnego wygl¹du.
Z kolei zgodnie z treœci¹ art. 118 ust. 1 tego aktu normatywnego, do
wzorów przemys³owych i praw z rejestracji wzorów przemys³owych sto-
suje siê odpowiednio, m.in. art. 76–79 tej ustawy, tzn. przepisy dotycz¹ce
licencji. Choæ ustawa nie definiuje tego pojêcia, to w doktrynie przyjmuje
siê, i¿ termin licencja „oznacza zezwolenie (upowa¿nienie) podmiotu
uprawnionego, udzielone innej osobie zwane licencjobiorc¹, do dokony-
wania czynnoœci prawnych lub faktycznych, przys³uguj¹cych w zasadzie
wy³¹cznie licencjodawcy. Na skutek udzielenia licencji adresat upowa-
¿nienia nabywa uprawnienie do korzystania z okreœlonego dobra [...]”10.
Skoro tak to przypomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy przez
uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wy³¹cznego ko-
rzystania z wzoru przemys³owego w sposób zarobkowy lub zawodowy na
ca³ym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, i¿ uprawniony
mo¿e zakazaæ osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania
do obrotu, importu, eksportu lub u¿ywania wytworu, w którym wzór jest
zawarty b¹dŸ zastosowany, lub sk³adowania takiego wytworu dla takich
celów11.
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10 Tak S. So³tysiñski, w: System prawa w³asnoœci intelektualnej, t. III: Prawo wyna-
lazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk–£ódŸ
1990, s. 458; M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 279. Na marginesie na-
le¿y odnotowaæ, i¿ zgodnie art. 76 ust. 1 umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nie-
wa¿noœci, zachowania formy pisemnej.
11 Inne obowi¹zki okreœlono w art. 77 ustawy, a mianowicie je¿eli umowa licen-
cyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowi¹zany do przekazania licencjobiorcy
wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji
i doœwiadczeñ technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Pamiêtaæ tak¿e
nale¿y, i¿ w razie przejœcia patentu obci¹¿onego licencj¹, umowa licencyjna jest sku-
teczna wobec nastêpcy prawnego.
Nale¿y tu odnotowaæ, ¿e w art. 76 ust. 4 ustawy zdefiniowano pojêcie
licencji niewy³¹cznej. Mianowicie zgodnie z tym przepisem „je¿eli umo-
wa licencyjna nie zastrzega wy³¹cznoœci korzystania z wynalazku w okre-
œlony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza mo¿liwoœci
udzielenia licencji innym osobom, a tak¿e jednoczesnego korzystania
z wynalazku przez uprawnionego z patentu”12. Z kolei w art. 76 ust. 2
przywo³ywanego aktu normatywnego, zdefiniowano pojêcie licencji pe³nej
i ograniczonej. Ten pierwszy rodzaj (zwany tak¿e licencj¹ prost¹ lub nega-
tywn¹) oznacza mo¿liwoœæ korzystania „z wynalazku w takim samym za-
kresie jak licencjodawca”13. Zgodziæ nale¿y siê z tak¿e pogl¹dem, i¿ „[...]
ustawodawca wprowadza tu tak¿e regu³ê interpretacyjn¹, nakazuj¹c¹ tak-
towaæ licencjê jako pe³n¹, chyba ¿e ograniczenie korzystania z wynalazku
wynika wyraŸnie z treœci umowy. [...] Ustanowienie licencji pe³nej ozna-
cza wiêc, ¿e uprawnionemu s³u¿y ca³a triada mo¿liwoœci eksploatowania
wynalazku”14.
Zdaniem S. So³tysiñskiego „umowa licencyjna, zawieraj¹ca wyraŸnie
udzielenie upowa¿nienia do stosowania wynalazku, daje uprawnionemu
mo¿liwoœæ u¿ywania wyprodukowanych wyrobów i wprowadzania ich do
obrotu”15. Zgodziæ siê tak¿e nale¿y, ¿e „wszelkie ograniczenia zakresu korzy-
stania z wynalazku oznaczaj¹, ¿e licencja jest ograniczona. Granicê ograni-
czeñ stanowi¹ jednak przepisy prawa antymonopolowego, z których wynikaj¹
zakazy wprowadzania do umowy klauzul stanowi¹cych niedozwolon¹ prak-
tykê w rozumieniu art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów”16.
Podzieliæ nale¿y tak¿e pogl¹d, i¿ „zawarcie wa¿nej umowy licencyjnej
powoduje natychmiast, a nie dopiero w przysz³oœci powstanie po stronie
licencjobiorcy upowa¿nienia do korzystania z wynalazku, licencjodawca
zaœ jest odt¹d zwi¹zany dokonan¹ czynnoœci¹, umowa licencyjna wywo-
³uje nadto skutki zobowi¹zuj¹ce, wynikaj¹ce z treœci umowy lub usta-
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12 Patrz tak¿e M. du Vall, Prawo w³asnoœci przemys³owej. Wynalazki, wzory u¿yt-
kowe, projekty racjonalizatorskie, t. I, Zakamycze 2005, s. 89; ten¿e, Prawo patento-
we, op. cit., s. 282.
13 Tak art. 76 ust. 2 zd. 2 ustawy; patrz tak¿e S. So³tysiñski, w: System, op. cit.,
s. 462; M. du Vall, Prawo w³asnoœci przemys³owej, op. cit., s. 89; ten¿e, Prawo paten-
towe, Warszawa 2008, s. 282.
14 S. So³tysiñski, System, op. cit., s. 462; na mocy art. 118 ust. 1 ustawy nale¿y ten
– jak i wszystkie inne tu przytaczane – pogl¹d odpowiednio odnosiæ do wzorów prze-
mys³owych – przyp. JS.
15 Ibidem, s. 464.
16 M. du Val, Prawo w³asnoœci przemys³owej, op. cit., s. 89.
wy”17. Natomiast w kwestii praw i obowi¹zków stron, a w szczególnoœci
licencjobiorcy, odnotowaæ nale¿y stanowisko prezentowane w doktrynie,
i¿ „ustawa nie nak³ada na licencjobiorcê w sposób wyraŸny ¿adnego obo-
wi¹zku. Nale¿y wiêc najpierw ustaliæ, czy w oparciu o klauzule generalne
lub inne normy k.c., stosowane choæby w drodze analogii, mo¿na mu
przypisaæ jakiœ konkretny obowi¹zek poza zobowi¹zaniem do przestrze-
gania postanowieñ umowy, wyznaczaj¹cych granice udzielonego mu
upowa¿nienia. Do obowi¹zków licencjobiorcy zalicza siê ponadto zobo-
wi¹zania: 1) zap³aty wynagrodzenia pieniê¿nego, 2) stosowania wynalazku,
3) niepodwa¿ania wa¿noœci patentu oraz 4) informowania licencjodawcy
o faktach naruszania prawa wy³¹cznoœci przez osoby trzecie. ¯aden z wy-
mienionych czterech obowi¹zków nie mo¿e byæ uznany za na tyle charak-
terystyczny sk³adnik czynnoœci prawnej, jak obowi¹zek znoszenia aktów
korzystania z wynalazku po stronie licencjodawcy, który aczkolwiek nie
sprecyzowany wyraŸnie przez ustawodawcê, lecz ustalony w drodze wy-
k³adni, nie mo¿e zostaæ wy³¹czony wol¹ stron, gdy¿ sprzeciwia³oby siê to
celowi gospodarczemu kontraktu i zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego”18.
Zgodziæ nale¿y siê tak¿e, ¿e „umowa licencyjna stanowi szczególn¹, po-
zakodeksow¹ umowê nazwan¹. Do spraw nieuregulowanych przepisami
p.w.p. maj¹ zatem zastosowanie przepisy ksiêgi I k.c. pt. „Czeœæ ogólna”
oraz przepisy ogólne ksiêgi III k.c. pt. „Zobowi¹zania”19. Dodatkowo na-
le¿y podkreœliæ, ¿e w doktrynie wskazuje siê, ¿e licencjobiorca zobo-
wi¹zany jest „do korzystania ze swojego prawa, jeœli przemawiaj¹ za tym
treœæ umowy, zasady wspó³¿ycia spo³ecznego lub ustalone zwyczaje20.
OdnaleŸæ mo¿na tak¿e pogl¹d, i¿ „[...] na wezwanie licencjodawcy
uprawniony winien z³o¿yæ oœwiadczenie, czy i w jakim zakresie stosuje
wynalazek lub wprowadza do obrotu towary wykorzystuj¹ce ów projekt
[...]. Jednak¿e obowi¹zek informowania o zakresie stosowania (np. przy
wprowadzeniu zale¿nym od wielkoœci produkcji licencyjnej) nie impliku-
je automatycznie obowi¹zku poddania kontroli licencjodawcy ksi¹g han-
dlowych lub zak³adów produkcyjnych licencjobiorcy”21.
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M. Za³ucki, Licencja na u¿ywanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze,
Warszawa 2008, s. 236 i n.
19 M. du Vall, Prawo patentowe, op. cit., s. 281.
20 Tak art. 56 k.c. – S. So³tysiñski, System, op. cit., s. 476.
21 Ibidem, s. 477.
Odnotowaæ trzeba tak¿e stanowisko prezentowane w literaturze przed-
miotu, i¿ „[...] umowa licencyjna wymaga na ogó³ szczególnego zaufania
i wspó³pracy stron. Z tego wzglêdu w braku odmiennego porozumienia
stron zazwyczaj przyjmuje siê, ¿e obowi¹zki wynikaj¹ce z umowy mog¹
byæ wykonywane tylko przez podmioty, które j¹ zawar³y. Przeniesieniu
praw i obowi¹zków sprzeciwia siê w tych wypadkach w³aœciwoœæ zobo-
wi¹zania. Wiele typowych obowi¹zków wystêpuj¹cych na tle umowy li-
cencyjnej ma charakter œwiadczeñ osobistych w tym znaczeniu, ¿e ich
wartoœæ i gwarancje spe³nienia zale¿¹ od pozycji finansowej i umiejêtnoœci
technicznych stron. Podobne wzglêdy przes¹dzaj¹ o domniemaniu nieprze-
noszalnoœci w drodze czynnoœci prawnej praw i obowi¹zków licencjata.
Jedynie w wypadkach sukcesji pod tytu³em ogólnym (spadkobranie),
³¹czenia przedsiêbiorstw, nabycia przedsiêbiorstwa przez osobê trzeci¹
i bankructwa jednej ze stron mo¿na broniæ tezy o dopuszczalnoœci przejœ-
cia praw i obowi¹zków licencyjnych22.
Trzeba tak¿e przypomnieæ, ¿e z kolei art. w 76 ust. 5 stanowi siê, i¿
„uprawniony z licencji mo¿e udzieliæ dalszej licencji (sublicencja) tylko
za zgod¹ uprawnionego z patentu. W doktrynie traktuje siê sublicencjê
jako obci¹¿enie prawa licencjobiorcy (czynnoœæ rozporz¹dzaj¹co-zobo-
wi¹zuj¹ca), która dzieli los licencji23. Zgodziæ nale¿y siê ze stanowiskiem
prezentowanym w doktrynie, i¿ „skoro umowa licencyjna wymaga, pod
rygorem niewa¿noœci formy pisemnej (art. 76 ust. 1 ustawy) to zgoda ta
musi byæ wyra¿ona równie¿ na piœmie. W umowie sublicencyjnej zmienia
siê rola licencjobiorcy. Mianowicie w stosunku do sublicencjobiorcy jest
on sublicencjodawc¹24.
Warto tu przyjrzeæ siê tak¿e regulacjom zawartym w dyrektywie
98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paŸdziernika 1998 r.
w sprawie prawnej ochrony wzorów25. Otó¿ zgodnie z art. 12 dyrektywy,
dotycz¹cego zakresu uprawnieñ wynikaj¹cych z rejestracji wzoru, stano-
wi siê, ¿e rejestracja wzoru przyznaje jego posiadaczowi wy³¹czne prawo
u¿ytkowania i chroni przed u¿ytkowaniem przez strony trzecie, które nie
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22 Ibidem.
23 S. So³tysiñski, System, op. cit., s. 492.
24 Tak M. du Vall, Prawo w³asnoœci przemys³owej, op. cit.; ten¿e, Prawo patento-
we, s. 284–285; E. Nowiñska, Prawo w³asnoœci przemys³owej. Wzory przemys³owe,
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, t. II, Zakamycze 2005.
25 Dz. U. UE L z dnia 28 paŸdziernika 1998 r., Dz. U. UE L 1998.289.28; Dz. U.
UE-sp.13-21-120.
maj¹ jego zgody. Wymienione wczeœniej u¿ytkowanie obejmuje w szcze-
gólnoœci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie na rynek, przywóz,
wywóz lub u¿ywanie produktu, do którego w³¹czono lub do którego od-
nosi siê wzór, lub magazynowanie takiego produktu w tych celach. W tym
kontekœcie warto przytoczyæ tezê zawart¹ w wyroku z dnia 20 marca 2007 r.
Naczelnego S¹du Administracyjnego26, mianowicie ochrona wzoru prze-
mys³owego dotyczy celów gospodarczych obejmuj¹c, jak to wynika
z art. 105 ust. 3 p.w.p., wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obro-
tu, import, eksport, u¿ywanie wytworu, w którym wzór jest zawarty b¹dŸ
zastosowany oraz jego sk³adowanie dla takich celów. Decyduje zatem
wszystko to, co dzieje siê na rynku, dopóki wytwór, do którego odnosi siê
wzór, znajduje siê lub mo¿e znajdowaæ siê w tak rozumianym obrocie
rynkowym.
Podobnie tê kwestiê normuje rozporz¹dzenie Rady (WE) NR 6/2002
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych27. W myœl
art. 19 tego aktu normatywnego „Zarejestrowany wzór wspólnotowy
przyznaje jego w³aœcicielowi wy³¹czne prawo do jego u¿ywania i zakazy-
wania osobom trzecim jego u¿ywania, które nie maj¹ jego zgody. Wy¿ej
wymienione u¿ywanie obejmuje, w szczególnoœci, wytwarzanie, ofero-
wanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub u¿ywanie produktu,
w którym wzór jest zawarty b¹dŸ zastosowany lub sk³adowanie takiego
produktu w tych celach”. W art. 32 rozporz¹dzenia rozstrzygniêto, i¿ wzór
wspólnotowy mo¿e byæ przedmiotem licencji (wy³¹cznej lub niewy-
³¹cznej) na terenie ca³ej Wspólnoty lub jej czêœci. W ust. 2 tego przepisu
stanowi siê, i¿ bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeñ wynikaj¹cych
z umowy w³aœciciel mo¿e powo³ywaæ siê na prawa uzyskane ze wzoru
wspólnotowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza jakiekolwiek po-
stanowienie umowy licencyjnej w odniesieniu do czasu jej obowi¹zywa-
nia, formy, w jakiej wzór mo¿e byæ u¿ywany, asortymentu produktów, na
które licencja zosta³a udzielona i jakoœci produktów produkowanych
przez licencjobiorcê. Z kolei w ust. 5 tego przepisu stanowi siê, i¿ w przy-
padku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego udzielenie lub przeniesie-
nie licencji dotycz¹cej takiego prawa, na wniosek jednej ze stron, wpisuje
siê do rejestru i publikuje.
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Konkluduj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ uzyskuj¹c licencjê niewy³aczn¹
oraz pe³n¹, otrzymuje siê zezwolenie podmiotu uprawnionego, udzielone
licencjobiorcy, do dokonywania czynnoœci prawnych lub faktycznych,
przys³uguj¹cych licencjodawcy. Z faktu, i¿ licencja jest pe³n¹ wynika mo-
¿liwoœæ korzystania z wzoru przemys³owego w takim samym zakresie jak
licencjodawca. Jak ju¿ wy¿ej podkreœlono, pamiêtaæ nale¿y, ¿e jednym
z obowi¹zków licencjobiorcy jest stosowanie wzoru przemys³owego.
Pojawiæ siê jednak mo¿e problem, gdy oka¿e siê, ¿e z jakichkolwiek
powodów (np. zmian organizacyjnych w ramach grupy kapita³owej), i¿ li-
cencjobiorca nie dysponuje mo¿liwoœciami technicznymi, organizacyjny-
mi, aby takie zadanie wykonaæ. St¹d koniecznoœæ zlecenia wykonania
czynnoœci wy³¹cznie technicznych innemu podmiotowi. Rodzi siê jednak
pytanie czy z³o¿enie takiego zlecenia – w œwietle powy¿szych uwag – nie
bêdzie naruszaæ warunków licencji? Kwestia ta nie zosta³a do tej pory wy-
jaœniona przez judykaturê, a w doktrynie tak¿e brak jednoznacznej odpo-
wiedzi na takie w¹tpliwoœci.
Wydaje siê jednak, ¿e je¿eli organizacja procesu produkcyjnego oraz
wy³¹czne decydowanie o zasadach, warunkach oraz skali produkcji przy-
s³ugiwaæ bêdzie w dalszym ci¹gu licencjobiorcy z prawem w³asnoœci
wytworzonego produktu przez ten podmiot, z faktem wprowadzania pro-
duktu pod w³asn¹ mark¹ licencjobiorcy, oraz faktycznego decydowania
o zasadach wprowadzania na rynek produktu, w tym z pe³n¹, suwerenn¹
i nieograniczon¹ swobod¹ w ustalaniu warunków handlowych w postaci
ceny, mar¿y oraz terminu p³atnoœci, oraz z ponoszeniem pe³nej odpowie-
dzialnoœci za jakoœæ wprowadzonego na rynek towaru, natomiast rola zle-
ceniobiorcy sprowadzaæ siê bêdzie jedynie do wykonania czynnoœci
wy³¹cznie technicznych zwi¹zanych z wyprodukowaniem przedmiotu
chronionego wzorem przemys³owym, to w takim przypadku dzia³anie li-
cencjobiorcy bêdzie mieœciæ siê w granicach udzielonej licencji.
Oczywiœcie najprostszym rozwi¹zaniem by³oby zaproponowanie
udzielenia sublicencji. Przypomnijmy jednak, i¿ sublicencjê definiuje siê
jako obci¹¿enie prawa licencjobiorcy (czynnoœæ rozporz¹dzaj¹co-zobo-
wi¹zuj¹ca), która dzieli los licencji28. Jest to z pewnoœci¹ czynnoœæ praw-
na o szerszym zakresie ni¿ tu rozwa¿ana sytuacja. Niekiedy zreszt¹,
z uwagi na postanowienia licencyjne, udzielenie takiej sublicencji jest nie-
mo¿liwe.
102 Jêdrzej Skrzypczak SP 3 ’09
28 S. So³tysiñski, System, op. cit., s. 492.
Wydaje siê tak¿e, ¿e wy¿ej prezentowanemu stanowisku nie przeczy
prezentowany powy¿ej pogl¹d, i¿ „[...] umowa licencyjna wymaga na
ogó³ szczególnego zaufania i wspó³pracy stron. Z tego wzglêdu w braku
odmiennego porozumienia stron zazwyczaj przyjmuje siê, ¿e obowi¹zki
wynikaj¹ce z umowy mog¹ byæ wykonywane tylko przez podmioty, które
j¹ zawar³y. Przeniesieniu praw i obowi¹zków sprzeciwia siê w tych wy-
padkach w³aœciwoœæ zobowi¹zania. Wiele typowych obowi¹zków wystê-
puj¹cych na tle umowy licencyjnej ma charakter œwiadczeñ osobistych
w tym znaczeniu, ¿e ich wartoœæ i gwarancje spe³nienia zale¿¹ od pozycji
finansowej i umiejêtnoœci technicznych stron. Podobne wzglêdy prze-
s¹dzaj¹ o domniemaniu nieprzenoszalnoœci w drodze czynnoœci prawnej
praw i obowi¹zków licencjata”29. Wydaje siê, ¿e w³aœciwoœæ zobowi¹za-
nia nie sprzeciwia siê zleceniu jedynie wyprodukowania okreœlonej partii
towaru innemu podmiotowi. Wszystkie istotne z punktu widzenia licen-
cjodawcy kwestie zwi¹zane z istot¹ takiego zobowi¹zania, a wiêc organi-
zacja procesu produkcyjnego, decydowanie o zasadach, warunkach oraz
skali produkcji, prawo w³asnoœci wytworzonego produktu, wprowadzanie
produktu pod w³asn¹ mark¹ oraz faktycznego decydowania o zasadach
wprowadzania na rynek produktu, w tym z pe³n¹, suwerenn¹ i nieograni-
czon¹ swobod¹ w ustalaniu warunków handlowych w postaci ceny, mar¿y
oraz terminu p³atnoœci, oraz co nie mniej wa¿ne z ponoszeniem pe³nej od-
powiedzialnoœci za jakoœæ wprowadzonego na rynek towaru, pozostan¹
po stronie licencjobiorcy. Podmiot zajmuj¹cy siê produkcj¹ sprowadzony
zostaje jedynie do udostêpnienia mocy produkcyjnych przystosowanych
do tego typu dzia³alnoœci wytwórczej i udostêpnieniu si³y roboczej.
W tym kontekœcie rozwa¿yæ nale¿y dodatkowo treœæ art. 105 ust. 3 pra-
wa w³asnoœci przemys³owej (ale tak¿e przytaczanych regulacji prawa
Unii Europejskiej), który przyznaje uprawnionemu z prawa z rejestracji
mo¿liwoœæ zakazania osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowa-
dzania do obrotu, importu, eksportu lub u¿ywania wytworu, w którym
wzór jest zawarty b¹dŸ zastosowany, lub sk³adowania takiego wytworu
dla takich celów. Pojawia siê tu zatem niezaprzeczalnie mo¿liwoœæ zaka-
zania wytwarzania chronionego wytworu, w którym wzór jest zawarty.
Wydaje siê jednak, ¿e przypadek, gdy wytwarzanie przez inny podmiot
odbywa siê na rzecz i rachunek podmiotu uprawnionego z licencji, nie stoi
w sprzecznoœci z powy¿szym uprawnieniem.
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Summary
The paper analyzes the rights and responsibilities of the parties of license agree-
ments concerning industrial providd for in Polish and EU regulations. In particular, it
attempts to answer the question whether the licensee’s commissioning of manufactur-
ing activities may infringe on the license conditions. It is proposed here that such li-
censee conduct is covered by the extent of the license provided that the licensee is in
charge of organizing the manufacturing process and solely decides about the princi-
ples, conditions and the scale of production; he retains the ownership right to the prod-
uct manufactured; the product is introduced under the licensee’s own brand; the
licensee actually decides about the principles under which the product is launched on
the market, including the complete, independent and unlimited freedom of deciding
about the commercial conditions concerning the price, markup and term of payment;
and the licensee bears full responsibility for the quality of the commodity entered into
the market whereas the role of the contractor is limited to the performance of technical
activities related to the manufacturing of the product protected by the indial.
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